23 de octubre de 2022

Lcda. Cristina Arenas Solis
221 Ponce de Ledn Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO Accion Administrativa
MARCA ZCONA
A -
CLASE 041
NUMERO DE PRESENTACION 247569-41-0
FECHA DE PRESENTACION 30 de marzo de 2022
SOLICITANTE Compaiiia de Jarabes y Bebidas Gaseosas La

Mariposa, Sociedad Anénima

Estimado(a) Solicitante:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberd someter la siguiente
informacion:

X 1. Enumerar los bienes o servicios en relacion a los cuales se usa o se pretende usar la
marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizoé el formato personalizado
para seleccionar los bienes o servicios.

2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de
Puerto Rico.

3. Incluir una descripcién detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en
el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca
por solicitud.
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4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso)
gue muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relacién a los servicios en
el comercio de Puerto Rico.

X 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de
apropiacion exclusiva.

6. Otros.

7. Elregistro de la marca no procede por:

A. Bienes o servicios: La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas
del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de
registro deben incluir una enumeracion de los productos (bienes) o los servicios en
relacidn con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos(bienes) o servicios particulares con los que
se utiliza o se tiene una intencién bona fide de utilizar la marca en el comercio.
“Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificacion debe usar términos
de uso comun y que sean generalmente entendidos. La identificacién de los productos
(bienes) y servicios tiene que ser especifica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale
des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d
1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505,
498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ
709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102
USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm’r Pats.
1953).

El Registro tiene discreciéon para requerir el grado de especificidad necesario para
identificar los productos (bienes) o servicios en relacion con los cuales se utiliza la marca
en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

e A que se refiere con: “entretenimiento sobre torneos de videojuegos”;
“entretenimiento sobre juegos de computadora, videojuegos y juegos de
habilidades”; “instruccidon en el campo de como jugar videojuegos” Y “puesta a
disposicion de juegos de computadoras a los que se pueden acceder desde
distintos medios”.



Se sugiere el siguiente lenguaje bajo la Clase Internacional 041:

e Servicios de entretenimiento sobre torneos de videojuegos.

e Servicios de entretenimiento sobre juegos de computadora, videojuegos vy
juegos de habilidades.

e Servicios educativos en el campo de como jugar videojuegos.

e Puesta a disposicion de juegos de computadoras a los que se pueden acceder
via internet

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificacién Internacional de Bienes y Servicios
establecida conforme al Arreglo de Niza, Décima Edicidn, para describir los productos o
servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase,
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar
su solicitud en el transcurso de la calificacién, cuando sea requerido por el Oficial Examinador
o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no
ampliar la identificacién de los productos o servicios. Por todo lo anterior, el Oficial
Examinador requiere que el Solicitante modifigue y enmiende su solicitud de registro
conforme lo indicado en esta Accion Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la
cual esta enmienda no es necesaria.

B. Renuncia elementos no registrables: Una “renuncia” es una declaracion del solicitante a
los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de
la marca. Una renuncia no remueve fisicamente el elemento no registrable de la marca
ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser
denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo.

Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, caracteristica,
funcidn, rasgo, o uso de los servicios o bienes en particular. Ver Art. 5 de la Ley Num. 169
de 16 de diciembre de 2009 conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico,
In re Gyulay, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987). La palabra “GAMER”
significa en espafol “jugador”. El término jugador significa “que juega o participa en un
juego o deporte” (Véase https://www.wordreference.com/definicion/jugador). En este
caso, los servicios del solicitante son “instruccién en el campo de como jugar
videojuegos”. Por tal razdn, la palabra “GAMER” es descriptiva del uso de los servicios y
debe ser renunciada.



http://www.wipo.int/classifications/nice/es/
https://www.wordreference.com/definicion/jugador

“Se renuncia a la proteccién exclusiva sobre la palabra “GAMER” excepto segun se utiliza
en la marca de referencia.

Por todo lo anterior, la Oficial Examinadora requiere que el Solicitante modifique y enmiende su
Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Accidn Administrativa o, de lo contrario,
mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Segun establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del
Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberan especificarse en un escrito firmado
por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrdn hacer
borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente
de registro. No obstante, el Registro podra realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas
enmiendas necesarias para la calificacién.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) dias, contado a
partir de la fecha de la notificacién sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta
sustancialmente completa, o una solicitud de prérroga para extender dicho término, la solicitud
de registro se considerara abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta accion
administrativa. La contestacion a esta accion administrativa debe presentarse en linea
utilizando la transaccién “Respuesta a Notificacion” a través de https://prtmfiling.f1hst.com/.
El costo de este tramite es de $15.00.

De tener alguna pregunta con relacion a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la
oficial examinadora al por correo electrdnico a slebron@estado.pr.gov o con la Oficina del
Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Ml Jibr.

Lcda. Shakira L. Lebrén Mufioz
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales
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